BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 148/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
10.99



betreffend die Marke 398 59 826

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 12. Juni 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler,
der Richterin Schwarz-Angele und der Richterin am Amtsgericht Dr. Hock
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluf3
der Markenstelle fur Klasse 36 vom 17. Januar 2001 aufgeho-
ben.
2. Die Loschung der Marke 398 59 826 wird wegen des Wider-

spruchs aus der Marke 396 21 393 angeordnet.

Grinde

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist gegen die am 15. Marz 1999 einge-
tragene Marke 398 59 826

THIB



fur die Waren und Dienstleistungen

"Druckerzeugnisse (Klasse 16); Werbung (Klasse 35); Immobili-

enwesen (Klasse 36)"

auf Grund der fur die Waren

"Werbung und Geschaftswesen, Arbeitnehmertberlassung auf
Zeit, Aufstellung von Statistiken, Buchfiihrung, Durchfiihrung von
Auktionen und Versteigerungen, Ermittlung in Geschaftsangele-
genheiten, Marketing, Marktforschung und Marktanalyse, Unter-
nehmensberatung, Organisationsberatung, betriebswirtschaftliche
Beratung, Personalberatung, Vermittiung und Abschluf3 von Han-
delsgeschéaften fur andere, Vermittlung von Vertragen uber An-
schaffung und VerduRerung von Waren, Verteilung von Waren zu
Werbezwecken, Vervielfaltigung von Dokumenten; Versicherungs-
und Finanzwesen, Absatzfinanzierung und Kreditrisikoabsicherung
(Factoring), Beleihung von Gebrauchsgutern, Einziehung von
AulRenstanden (Inkasso), Effektenvermittiung, Geldwechselge-
schafte, Investmentgeschéafte, Kreditberatung, Kreditvermittlung,
Nachforschung in  Geldangelegenheiten, Verwahrung von
Werkstiucken in Safes, Grundstiicks- und Hausverwaltung, Immo-
bilien- und Hypothekenvermittlung, Leasing, Schéatzen von Immo-
bilien, Vermittlung von Versicherungen, Vermodgensverwaltung,
Versicherungswesen, Wohnungs- und Gewerbevermietung, Ver-
waltung und Nutzung von Grundsticken fur eigene oder fremde
Rechnung, Wirtschaftlichkeitsberatungen fir Immobilien, Vermitt-
lung von Grundstiicken und Hausern sowie alle sonstigen Ge-
schafte auf dem Gebiet des Grundstiickswesens, Grundstlcks-
und wohnungswirtschaftliche Beratungen, Verwaltung von Woh-

nungen, Grundstuicksentwicklung und Wohnungsbau, Entwicklung



von Bauprojekten, Entwicklung von Wohnungseigentum und deren
Finanzierung, Verkauf und Verwaltung; Baubetreuung, Bautrager-
schaften, Bau- und Konstruktionsplanung und —beratung, Dienst-
leistungen eines Architekten, Dienstleistungen eines Ingenieurs,

technische Beratung und gutachterliche Tatigkeit."

am 3. September 1996 eingetragenen Marke 396 21 393

siehe Abb. 1 am Ende

Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle fur Klasse 36 hat mit Beschluf3 vom 17. Januar 2001 den Wider-
spruch zurtickgewiesen. Zur Begrindung hat sie ausgefthrt, daR die Dienstlei-
stungen im moglichen ldentitatsbereich angesiedelt seien, die einander gegenu-
berstehenden Marken den entsprechend erforderlichen grof3en Abstand jedoch
einhielten. Dies gelte auch in klanglicher Hinsicht. Bei den sich gegenlberstehen-
den Marken sei Uberwiegend mit einer Artikulation als "TE-HA-I-BE" und "TE-I-BE"
zu rechnen. Von einer Aussprache als zusammenhangendem Wort "TIB" sei bei
Kurzwoértern, die keinen offensichtlichen Sinn ergéaben und daher sofort als Abkdr-

zungen erkannt wirden nicht auszugehen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.
Zur Begrindung hat sie ausgefihrt, dal3 bei beiden Zeichen mit einer Aussprache
als "TIB" als zusammenhangendes Wort zu rechnen sei, da es sich um eine aus-
sprechbare Abkilrzung handle. Dabei werde das "H" in der angegriffenen Marke
beim Aussprechen vollstandig vernachlassigt, was zu einer klangbildlichen Identi-

tat fuhre.



Sie beantragt,

den BeschluRR des Deutschen Patent- und Markenamtes aufzuhe-
ben und die Marke 398 59 826 zu l6schen.

Die Inhaber der angegriffenen Marke haben sich weder im Verfahren vor dem
Patentamt noch im Beschwerdeverfahren geauf3ert.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf den Akten-

inhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden ist begriindet.

1. Der Senat héalt die Verwechslungsgefahr gemall 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zwi-

schen den sich gegeniuberstehenden Marken fiir gegeben.

Ob eine Verwechslungsgefahr besteht hdngt nach 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG von
der Identitat oder Ahnlichkeit der einander gegeniiberstehenden Marken einerseits
ab und andererseits von der Identitat oder Ahnlichkeit der von den beiden Marken
erfalten Waren, wobei von dem Leitbild eines durchschnittlich informierten, auf-
merksamen und verstandigen Verbrauchers auszugehen ist (BGH GRUR 2000,
506, 508 — ATTACHE/TISSERAND). Dariiber hinaus sind alle weiteren Umstande
zu berucksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken kdnnen, ins-
besondere die Kennzeichnungskraft der alteren Marke. Die verschiedenen fiur die
Beurteilung der Verwechslungsgefahr heranzuziehenden Faktoren stehen in einer
Wechselwirkung, sodal? zB ein geringerer Grad an Markenahnlichkeit durch eine
hohere Kennzeichnungskraft der alteren Marke bzw durch einen héheren Grad an
Warenahnlichkeit ausgeglichen werden kann (vgl BGH GRUR 2000, 603, 604



- Cetof/ETOP). Nach diesen Grundsatzen ist eine Verwechslungsgefahr zu beja-

hen.

a) Da Benutzungsfragen aufgrund der noch nicht abgelaufenen Benutzungs-
schonfrist hier nicht einschlagig sind, ist fur die Frage der Waren- bzw Dienstlei-
stungséhnlichkeit von der Registerlage auszugehen. Die Dienstleistung "Werbung"
ist in beiden Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen identisch enthalten; die
von der jingeren Marke beanspruchte Dienstleistung "Immobilienwesen” umfaf3t
als Oberbegriff diverse von der Widerspruchsmarke beanspruchte Dienstleistun-
gen, die mit dem Immobilienwesen im Zusammenhang stehen, wie beispielsweise
"Wirtschaftlichkeitsberatungen fir Immobilien” oder "Vermittlung von Grund-
sticken und Hausern sowie alle sonstigen Geschafte auf dem Gebiet des Grund-
stickswesens". Die Waren "Druckerzeugnisse" der jungeren Marke sind mit der
Dienstleistung "Vervielfaltigung von Dokumenten" noch &hnlich. Die beteiligten
Verkehrskreise, hier das allgemeine Publikum, gehen in entscheidungserhebli-
chem Umfang davon aus, dal3 Hersteller von Druckerzeugnissen auch im Bereich

der Vervielfaltigung von Dokumenten tatig werden.

b) Mangels anderer Anhaltspunkte ist von einer normalen Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke auszugehen.

c) Die einander gegenlberstehenden Marken halten den hinsichtlich der Ware
"Druckereierzeugnisse" einerseits und "Vervielféaltigung von Dokumenten" ande-
rerseits erforderlichen mittleren Abstand und erst recht den hinsichtlich der tbrigen
im Identitatsbereich angesiedelten Dienstleistungen erforderlichen gréReren Ab-

stand jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht ein.

Gegenuber stehen sich insoweit die Zeichen "THIB" und "TIB". Zwar hat die Mar-
kenstelle zutreffend ausgefihrt, dal? Kurzwérter durch einzelne Abweichungen im
Verhaltnis starker beeinflu3t werden als langere Markenworter. Es ist jedoch nicht

gerechtfertigt, bei Kurzmarken grundsatzlich geringere Anforderungen an die Un-



terscheidbarkeit zu stellen. Vielmehr missen auch bei solchen Marken die Abwei-
chungen in jeder Hinsicht deutlich in Erscheinung treten (BGH GRUR 1957, 499,
502 — Wipp). Im vorliegenden Fall stehen verschiedene Aussprachemdglichkeiten
zur Wahl. Die angesprochenen Verkehrskreise konnen die Zeichen als
"TE-HA-I-BE" einerseits und "TE-I-BE" andererseits aussprechen. In diesem Fall
wurde die zusatzliche Silbe "HA" sowohl aufgrund der gréf3eren Markenlange als
auch aufgrund der Klangstarke der Silbe einen deutlich horbaren klanglichen Un-

terschied begriinden.

Nach der Auffassung des Senats wird jedoch ein markenrechtlich relevanter Teil
der beteiligten Verkehrskreise beide Marken als "TIB" aussprechen, wobei das "H"
in der angegriffenen Marke entweder vollstandig unbericksichtigt bleibt oder al-
lenfalls zu einer etwas gedehnteren, insoweit jedoch unauffalligen Aussprache des
"T" fihren wird. Es ist ndmlich durchaus tblich, Abkirzungen, bei denen dies - wie
im vorliegenden Fall - mdglich ist, als zusammenh&ngendes Wort zu benennen,
wie die Beschwerdefiihrerin unter Bezugnahme auf "VOX" oder "FAB" zutreffend

ausgefuhrt hat.

2. Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlaf3, aus Grinden

der Billigkeit einer der Verfahrensbeteiligten Kosten des Beschwerdeverfahrens

gemal § 71 Abs 1 MarkenG aufzuerlegen.

Winkler Schwarz-Angele Dr. Hock

Cl






